






























Pathology	et	al	 v.	Myriad	Genetics	 Inc.	 et	 al	 en	Estados	Unidos.	Nos	proponemos	 subrayar	 las	nociones	
centrales	que	se	postulan	en	esta	sentencia	de	la	Corte	Suprema	del	año	2013.	






































En	 consecuencia,	 comenzamos	 este	 artículo	 con	 una	 breve	 referencia	 al	 patentamiento	 de	 genes	
humanos.	Antes	de	concentrarnos	en	nuestro	foco	de	análisis,	presentamos	el	recorrido	de	las	patentes	de	
invención	asociadas	los	genes	BRCA1	y	BRCA2	en	el	ámbito	de	la	Unión	Europea.	Luego	nos	avocamos	al	caso	





































alguna	molécula	 de	 ADN	 aislada	 o	 sobre	métodos	 que	 permiten	 identificar	 cuál	 es	 el	 riesgo	 genético	 de	
contraer	 determinadas	 enfermedades.	 Las	 patentes	 sobre	 genes	 y	 materiales	 recombinantes	 que	























y	 los	 genes	y	materiales	 recombinantes,	 por	 el	 otro,	 la	 comparación	 se	 transforma	en	un	 claro	punto	de	
partida	 para	 la	 concesión	 de	 la	 primera	 generación	 de	 patentes	 sobre	 productos	 biotecnológicos	 que	 se	
colocan	 en	 el	 mercado.	 Sin	 embargo,	 el	 descubrimiento	 de	 las	 secuencias	 de	 ADN	 se	 extiende	
considerablemente	más	 lejos	 de	 los	 esfuerzos	 por	 clonar	 genes	 específicos.	 El	 gran	 desafío	 lo	 plantea	 la	
secuenciación	 a	 gran	 escala	 de	 genomas	 completos	 de	 alto	 rendimiento.	 Estas	 secuencias	 identificadas	
mediante	 tecnologías	 de	 alto	 rendimiento	 guardan	 menos	 semejanzas	 aún	 con	 las	 entidades	 químicas.	











grupos	 con	 diferentes	 intereses	 y	 preocupaciones10.	 Además	 de	 la	mencionada	 finalidad	―fomentar	 una	
protección	de	las	invenciones	biotecnológicas	mediante	patentes	de	un	modo	armónico	y	efectivo―,	se	busca	


























La	compañía	 transnacional	Myriad	Genetics	 Inc.	 [Myriad]	a	partir	de	 los	esfuerzos	de	 investigación	
conjunta	con	la	Fundación	de	Investigación	de	la	Universidad	de	Utah	y	el	gobierno	de	los	Estados	Unidos,	
consigue	identificar	la	ubicación	de	los	genes	BRCA1	y	BRCA2	en	los	cromosomas	17	y	13	en	los	años	1994	











La	 concesión	 de	 los	 títulos	 mencionados	 despierta	 una	 gran	 polémica	 de	 manera	 tal	 que	 varios	
institutos	de	investigación,	asociaciones	y	miembros	de	la	comunidad	científica	los	cuestionan.		













CA	2196790	 “17Q‐linked	breast	 and	ovarian	 cancer	 susceptibility	 gene”,	 issued	2000‐10‐10);	un	 título	de	patente	que	protege	el	
método	de	diagnóstico	(CA	2239733	“Chromosome	13‐linked	breast	cancer	susceptibility	gene,	issued	2001‐04‐03”)	y	un	título	de	
patenet	sobre	el	gen	BRCA2	(CA	2239733	“Chromosome	13‐linked	breast	cancer	susceptibility	gene”,	issued	2001‐04‐03”).	

























En	 el	 año	2009	 la	 asociación	 civil	Unión	por	 las	Libertades	Civiles	de	Estados	Unidos	 [ACLU]	y	 la	
Fundación	de	Patentes	Públicas	reclaman	ante	la	justicia	que	se	proclame	la	nulidad	de	las	patentes	de	Myriad	




























implica	un	viraje	 en	 relación	a	 la	 tradición	norteamericana	de	patentamiento20.	 Pero	 la	 resolución	no	 es	
definitiva.	Aún	restan	otras	instancias	judiciales.	
La	empresa	Myriad	presenta	un	recurso	de	apelación	y	logra	una	revocación	parcial	de	la	decisión	del	
















20	 Para	mayor	 desarrollo	 sobre	 la	 tradición	 de	 patentamiento	 biotecnológico	 en	 Estados	 Unidos,	 consultar	 SPINELLA,	 LILIANA:	



































Identificar	 la	 localización	 de	 los	 genes	 y	 separarlos	 de	 su	 entorno	 genético	 no	 constituye	 una	

































se	 les	 llama	 ARN	mensajeros	 (ARNm),	 y	 se	 producen	 en	 el	 núcleo	 donde	 se	 procesan	 y	 transportan	 al	
citoplasma,	 sitio	 en	 el	 que	 se	 sintetizan	 las	 proteínas30.	 Los	 exones	 son	 segmentos	 de	 los	 genes	 que	―a	
diferencia	de	los	intrones―	poseen	la	capacidad	de	determinar	la	secuencia	de	aminoácidos	de	la	proteína	
sintetizada.	













a	 establecer	 la	 probabilidad	 genética	 de	 contraer	 cáncer	 de	 mama	 y/o	 de	 ovarios.	 El	 mencionado	
BRACAnalysis,	propiedad	de	la	compañía	titular	de	las	patentes,	ronda	los	US$3000	‐	US$4000.	A	tan	sólo	un	
par	 de	 horas	 de	 emisión	 de	 la	 sentencia	 judicial,	 las	 empresas	 competidoras	 comienzan	 a	 ofrecer	 en	 el	
mercado	 procedimientos	 similares	 por	 un	 precio	 promedio	 de	 US$99532.	 No	 solamente	 a	 partir	 de	 ese	






















Entre	 las	primeras	reacciones	relevantes	del	caso	Myriad	 se	puede	mencionar	 la	opinión	de	Mary‐
Claire	King,	quien	posee	el	mérito	de	haber	descubierto	el	gen	BRCA1	20	años	atrás.	La	genetista	expresa	su	
euforia	con	la	resolución.	La	considera	una	verdadera	conquista	por	parte	de	los	profesionales	pero	también	













a	 fin	 de	 producir	 bienes	 y	 servicios.	 Los	 genetistas	 utilizarían	 una	 infraestructura	 compuesta	 por	
laboratorios,	bases	de	datos,		bio‐bancos	y	sistemas	de	información	de	la	salud.	La	concepción	del	genoma	
























de	 transformarse	en	bienes	privados	como	 la	 tierra	en	 la	agricultura.	De	este	modo,	 la	 legislación	de	 los	
recursos	 naturales	 podría	 servir	 para	 fomentar	 soluciones	 innovadoras	 en	 el	 área	 de	 la	 genética.	 Se	
estimularía	 la	 competencia	 entre	 los	 laboratorios	 al	 eliminar	 las	 barreras	 de	 entrada	 de	 las	 patentes	 de	
invención.	Se	podría	recurrir	a	la	estrategia	de	incentivo	de	precios	para	fomentar	la	cooperación	entre	los	









Para	 otros	 especialistas,	 este	 giro	 jurisprudencial	 provoca	 que	 las	 compañías	 biotecnológicas	 se	
encuentren	en	medio	de	una	terrible	“conmoción”38.	
Algunas	posiciones	representan	una	variante	más	crítica	como	Dan	Burk,	profesor	de	derecho	de	la	
Universidad	 de	 California.	 Según	 Burk,	 la	 resolución	 no	 es	 muy	 coherente,	 además,	 deja	 muchos	
interrogantes	sin	responder.	Este	artilugio	filosófico,	opina	el	profesor,	queda	a	mitad	de	camino	y	tan	sólo	
pone	de	manifiesto	que	los	jueces	de	la	Corte	intentaron	limitar	las	patentes	de	genes	tratando	de	no	socavar	




































emitidas	 ya	 se	 encuentran	 vencidas	 o	 están	 próximas	 a	 vencer.	 Así	 sucede	 con	 algunos	 de	 los	 títulos	
impugnados	a	la	empresa	Myriad	que	hubieran	vencido	en	el	año	2014.	De	este	modo,	experimentamos	una	






Intentamos	 valorar	 el	 hito	 del	 Caso	Myriad	 en	 el	 patentamiento	 de	 genes	 de	modo	 criterioso,	 sin	
restarle	mérito	pero	al	mismo	tiempo,	sin	caer	en	la	exageración	del	resultado;	reconociendo	que	unos	años	
atrás	hubiese	sido	imposible	vislumbrar	que	el	máximo	tribunal	afirmaría	que	el	aislamiento	de	los	genes	
humanos	no	es	suficiente	para	adquirir	un	derecho	de	patente	de	invención.		
Lo	cierto	es	que	las	nuevas	técnicas	de	investigación	mutan	constantemente.	El	desafío	consiste	en	
estar	a	la	altura	de	las	circunstancias,	en	especial,	cuando	lo	que	está	en	juego	es	el	balance	entre	los	intereses	
privados	de	unas	pocas	compañías	y	los	beneficios	para	toda	la	humanidad	con	consecuencias	que	pueden	
afectar	el	derecho	a	la	salud.	
	
	
Fecha	de	recepción:	21	de	julio	de	2014	
Fecha	de	aceptación:	11	de	junio	de	2015	
